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POSTANOWIENIE

Dnia 20 kwietnia 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu nha posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku B. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Poznaniu
z udziatem B. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gluchowie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

1. udzieli¢ B. spodice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu zabezpieczenia
roszczenia o zakazanie B. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gluchowie
naruszania prawa do slownego znaku towarowego ,BOLSIUS” zarejestrowanego w
miedzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacii
Wiasnoéci Intelektualnej pod numerem IR: 0476419 z prawem ochrony na terytorium Unii

Europejskiej, tj. o zakazanie obowigzanej uzywania oznaczenia stownego ,BOLSIUS” jako stowa
kluczowego przy definiowaniu reklam w (...) wyswietlanych na stronach (...).pl lub innych stronach
internetowych wyswietlajgcych reklamy (...).pl, a takze jako stowa kluczowego w wyszukiwarkach

internetowych,

poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu - uzywania oznaczenia stownego
,BOLSIUS” jako stowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...)wy$wietlanych na stronach (...).pl
lub na innych stronach internetowych wyswietlajgcych reklamy (...).pl, a takze jako stowa kluczowego
w wyszukiwarkach internetowych;

2. zagrozi¢ B. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gluchowie nakazaniem zaptaty

na rzecz B. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu kwoty 1.000 (tysigc)

Ztotych za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw okreslonych w pkt. 1.;
3. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;

4. wyznaczy¢ B. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu dwutygodniowy
termin do wystgpienia wzgledem B. spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gtuchowie

Z pozwem obejmujgcym roszczenie okreslone w pkt. 1.
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UZASADNIENIE

15 kwietnia 2020 r. B. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, na
podstawie art. 730" § 1 k.p.c. w zw. art. 131 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej, art. 9 ust. 2 lit. b), ust. 3 i art. 10 Rozporzgdzenia, a takze na podstawie art. 296 ust.
1iart. 286 p.w.p. w zw. z art. 129 ust. 1 i art. 130 ust. 1 Rozporzadzenia oraz w zw. art. 3 ust. 1 w zw.
z art. 16 ust. 1 pkt 1i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16
maja 2019 r., wniosta o udzielenie, na czas trwania postepowania, zabezpieczenia jej roszczenia o
zakazanie B. spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gtuchowie naruszania prawa do
stownego znaku towarowego ,BOLSIUS” zarejestrowanego w miedzynarodowym rejestrze
prowadzonym przez Biuro Migdzynarodowe Swiatowej Organizacji Witasnosci Intelektualnej pod
numerem IR: 0476419 z prawem ochrony na terytorium Unii Europejskiej, do ktérego stosuje sie

przepisy o ochronie znaku unijnego zgodnie z art. 182 Rozporzagdzenia, tj. zakazanie obowigzanej

uzywania oznaczenia stownego ,BOLSIUS” jako stowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...)

wyswietlanych na stronach (...).pl lub innych stronach internetowych wy$wietlajgcych reklamy (...).pl,

a takze stowa kluczowego w wyszukiwarkach internetowych;

poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu, naruszania prawa do stownego znaku
towarowego ,BOLSIUS” zarejestrowanego w miedzynarodowym rejestrze prowadzonym przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej pod numerem IR: 0476419 z

prawem ochrony na terytorium Unii Europejskiej to jest uzywania oznaczenia stownego ,BOLSIUS”

jako stowa kluczowego przy definiowaniu reklam w (...) wy$wietlanych na stronach (...).pl lub innych

stronach internetowych wys$wietlajgcych reklamy (...).pl, a takze jako stowa kluczowego w

wyszukiwarkach internetowych.

Ponadto wniosta o zagrozenie obowigzanej nakazaniem zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 1.000 zt

za kazdy dzien naruszenia obowigzkow okreslonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia.

Sad ustalit:

B. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu nalezy do grupy B. lidera
w produkcji Swiec, podgrzewaczy, wktadéw i zniczy w Europie. Uprawniona prowadzi strone
internetowg www. (...).pl, ktérej domena zarejestrowana jest na rzecz spotki matki — B. B.V.
Oznaczenie ,Bolsius” pochodzi od nazwiska zatozycieli przedsiebiorstwa prowadzonego od 1870 r.
Jest intensywnie uzywane m.in. dla oznaczania towaréw oraz w dziataniach reklamowych. (dowdd:
odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS k.23-26, wydruki ze strony internetowej k.28-29, prezentacja
k.31-35, raport k.37-46)


http://www.bolsius.pl/

B. B.V. z siedzibg w S. jest uprawniona do wylgcznego korzystania na terytorium Unii
Europejskiej ze stownego znaku towarowego BOLSIUS zarejestrowanego przez Biuro
Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej pod nr 0476419 m.in. dla towaréw w
klasach klasyfikacji nicejskiej: 3. (woski nieujete w innych klasach), 4. (lampki nocne, $wiece, $wiece
do goracych tac, lampki nocne, wosk, stearyna i parafiny, nieujete w innych klasach), 14. (Swieczniki z
metali szlachetnych) i 21. (ceramiczne Swieczniki i produkty nieujete w innych klasach). (dowdd:
wydruk z bazy EUIPO k.148-150, wydruk ze strony wipo.int k.51) B. B.V. upowaznita uprawniong do
korzystania z zarejestrowanych na jej rzecz znakéw towarowych oraz do wystgpienia przeciwko
spoéice B. z pozwem w sprawie 0 naruszenie prawa do znaku towarowego BOLSIUS IR 0476419.
(dowod: oswiadczenie k.48-49) Znak ten jest znany i rozpoznawalny wsréd konsumentéw. (dowdd:
raport k.37-46)

B. spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gluchowie prowadzi dziatalnos¢
gospodarczg w zakresie produkcji i dystrybucji swiec, podgrzewaczy, wktadéw i zniczy. Towary stron
sg oferowane w tych samych kanatach dystrybucji i kierowane to tego samego kregu odbiorcow.
(dowdd: odpis z rejestru przedsiebiorcéw KRS k.104-107, print-screeny strony internetowej k.109-110,
katalog k.112-117)

Obowigzana prowadzi strone internetowg pod adresem (...).pl. Po wybraniu frazy ,bolsius
polska” w wyszukiwarce (...) wyswietla sig reklama strony internetowej www.sklep. (...).pl, co
wskazuje na wykorzystywanie oznaczenia stownego ,bolsius” jako stowa kluczowego i hasta
pozycjonujgcego reklamy spotki B.. Tozsame wyniki uzyskuje sie przy wyszukiwaniu wg fraz ,bolsius
polska”, ,bolsius sklep internetowy”, ,bolsius” i ,sklep internetowy bolsius” w wyszukiwarce (...).

(dowdd: ekspertyza prywatna k.96-102, 127-129, wyniki wyszukiwania k.119-125, 144-146)

Sad zwazyt:

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogdélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sgd polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.


http://www.sklep.bispol.pl/

1. Odnosnie do naruszenia regut uczciwej konkurenciji:

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dziatalnosci gospodarczej - w interesie
publicznym, przedsiebiorstw oraz klientdéw, nie moze jednak by¢ traktowana jako instrument stuzgcy
wyeliminowaniu konkurencji w ogdle, w celu zachowania przez przedsigbiorce dominujgcej pozycji
rynkowej (tak Sad Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., | ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).
Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie dziatania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest

kumulatywnym spetnieniem nastepujgcych przestanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraza interesowi innego przedsigbiorcy lub klienta,

- Jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sad podziela powszechnie przyjety w doktrynie i orzecznictwie poglad, iz przepis art. 3 w ust.
1 w sposdb ogolny okresla czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo
niektore czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktére nalezy wyktadaé tak, ze ogdine okreslenie i
przepisy uszczegoétawiajgce czyn nieuczciwej konkurencji pozostajg w nastepujacych relacjach:
- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknietego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uznac¢ takze dziatanie niewymienione w art. 5-17, jezeli tylko spetnia ono przestanki
zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania okreslone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszg sie do czynéw wymienionych w art. 5-
17, a klauzula generalna pemi funkcje korygujacg w stosunku do przepiséw szczegélnych. Gdy dany
stan faktyczny, formalnie, spetnia przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie
wykazuje ktéregos ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawnosci, sprzecznosci z dobrymi obyczajami),

uznanie go za czyn nieuczciwej konkurenciji nie jest mozliwe.

Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior iure. Udzielenie ochrony zmierza do
zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsiebiorcy, ktéry poniost okreslone naktady na
zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje okreslonego produktu, czy na rozpoznawalnosc¢

jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa

rynkowego oraz zaistnienie okolicznosci wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej

konkurencji - art. 5-17) lub deliktu tam nieujetego, ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 10 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie
oznaczenie towardéw lub ustug, ktére moze wprowadzi¢ klientéw w btgd co do pochodzenia (ust. 1), a
takze wprowadzenie do obrotu towaréw w opakowaniu moggcym wywotac¢ skutki okreslone w ust. 1,

chyba Ze zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione wzgledami technicznymi (ust. 2).

Stosownie do art. 18 ust. 1 u.z.n.k., w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurenciji,

przedsigbiorca, ktérego interes zostat zagrozony lub naruszony, moze zgda¢ m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych dziatan;

2. usuniecia skutkéw niedozwolonych dziatan.



Whniosek spétki B., reprezentowanej przez profesjonalnego pethomocnika, budzi
zasadnicze zastrzezenia Sadu co do sposobu jego sformulowania, przedstawionej
argumentacji i zaoferowanych na jego poparcie dowodéw. Przede wszystkim nalezy wskaza¢ na
sprzecznos¢ pomiedzy trescig przysztego roszczenia, ktére odnosi sie wprost do naruszenia prawa do
znaku towarowego, a wskazania jako jego podstaw prawnych takze przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz ich uzasadnienia. Uprawniona nie formutuje roszczen jakie mogtyby dla
niej wynika¢ z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10, art. 16 ust. 1 pkt 1i 2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
ani ich nie uprawdopodobnia. Nie przedstawia faktéw ani dowodoéw na ich poparcie, ktére mogtyby
przekonywa¢ o pierwszenstwie rynkowym, renomie, naruszeniu jej interesow gospodarczych oraz
adekwatnosci zgdanych sankcji do sposobu dziatania obowigzanej. Wniosek w tym zakresie podlega

zatem oddaleniu jako catkowicie bezzasadny. (a contrario art. 730" k.p.c.)

2. Odnosnie do naruszenia praw do znakéw towarowych:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wtasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, m.in. gdy oznaczenie to jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest
uzywane w odniesieniu do towardow lub ustug, ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat
zarejestrowany. (a.) Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom

rozporzgdzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnoSci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub Zze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez s$rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg
inne jeszcze sposoby (Srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowa¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa
cztonkowskiego moze byé ziozony wniosek o zastosowanie $rodkéow tymczasowych (w tym
zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa

tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)



Takze w tej czesci wniosek spdtki B. nie jest wolny od wad, kitére jednak nie wykluczaty
udzielenia uprawnionej zabezpieczenia przysziego roszczenia zakazowego. Z jego tresci, jakkolwiek
nie dos¢ poprawnie sformutowanej, wynika, ze uprawniona zamierza dochodzi¢ ochrony stownego
znaku towarowego BOLSIUS IR. 0476419, zamiast jednak skupi¢ sie na wykazaniu przystugujgcego
jej prawa licencjobiorcy, przedstawia dowody dotyczgce innych praw wytgcznych B. B.V., ktére nie sg
przedmiotem sporu. Dowody i twierdzenia w tym zakresie nie byly wiec brane przez Sad pod uwage

jako niemajgce znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. (k.52-94)

Znak towarowy BOLSIUS IR. 0476419 zostat zarejestrowany przez Biuro Miedzynarodowe
Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej. Dla stwierdzenia, ze udzielona ochrona zostata
uznana na terytorium Unii Europejskiej Sad uzupetnit materiat dowodowy o wydruk z bazy EUIPO (art.
228 § 2 k.p.c.), zgodnie bowiem z art. 189 ust. 1, rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie ma
jedynie skutek zgtoszenia unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust.
4 protokotu madryckiego lub od dnia pdzniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2
protokotu madryckiego. Wynika z niego wytgcznos¢ uzywania znaku B. B.V., ktérej niedatowane
o$wiadczenie nie stanowi oczywiscie dowodu legitymacji czynnej spotki B. . Z oswiadczenia nie
wynika w szczegolnosci, ze umowa zostala zawarta w sposéb wazny i skuteczny, ani to jakie sg
uprawnienia licencjobiorcy, zwazywszy brzmienie art. 25 rozporzadzenia. Sad uznat je jednak za
wystarczajgce dla uprawdopodobnienia faktu udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego

w petnym zakresie.

Za wystarczajgce do wykazania naruszenia przez spotke B. prawa do znaku towarowego w
efekcie bezprawnego uzywania przez obowigzang oznaczenia ,bispol” jako stowa kluczowego i w
reklamie kontekstowej Sad uznat przedstawione przez uprawniong wyniki wyszukiwania. Sad podziela
argumentacje prawng przedstawiong w motywach wniosku przemawiajgcg za uznaniem takiego
dziatania za wkroczenie w sfere prawa wylgcznego uzasadniajgcego wystgpienie z roszczeniami
okreslonymi w art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 2a rozporzadzenia. Za zbedne nalezy uznaé prezentowanie w

tym miejscu tozsamych rozwazan prawnych.

Korzystanie przez obowigzang z oznaczenia identycznego ze znakiem w dziatalnosci
handlowej, w zwigzku z oferowaniem, reklamowaniem i wprowadzaniem do obrotu identycznych
towaréw niewatpliwie zakidca wykonywanie przez znak towarowy BOLSIUS przynaleznych mu funkgciji

oznaczenia pochodzenia, reklamowej i jakosciowe;.

Spotka B. nalezycie uprawdopodobnita swdj interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby
nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwloczne zapewnienie jej tymczasowej
ochrony. Brak zabezpieczenia i dlugotrwate oczekiwanie na prawomocne rozstrzygniecie sgdu o
zakazaniu obowigzanej naruszeh pozbawi uprawniong ochrony prawnej i uniemozliwi osiggniecie celu
postepowania gtownego. Uzywanie przez obowigzang w jego toku kwestionowanych oznaczen bedzie
utrwalaé¢ skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentéw, réznic pomiedzy towarami
stron. Usunigcie skutkéw takich naruszen w przysztosci moze okazac¢ sie bardzo utrudnione, jesli w

0gole mozliwe.



Zadany sposéb zabezpieczenia co do zasady odpowiadat tresci przysztego roszczenia,
wymagat jednak doprecyzowania przez Sad, ktéry dokonat zmian sformutowan w poréwnaniu ze
zgtoszonym zadaniem mieszczgcym sie w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. Zapewni on
spotce B. nalezytg ochrone prawng, a obowigzanej nie obcigzy ponad potrzebe, moze ona bowiem
prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg nie naruszajgc praw i interesdw gospodarczych oséb trzecich.
(art. 730" w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Dla zapewnienia przestrzegania przez obowigzang tymczasowych zakazéw Sad postanowit o
zagrozeniu spotce B. nakazaniem zapfaty na rzecz uprawnionej sumy przymusowej w kwocie 1.000 zt

za kazdy dzien nieprzestrzegania obowigzkow okreslonych w pkt 1. (art. 756° §1wzw. z art. 1051*
k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sad wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym

pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.



